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Kundmachung
vom 14. Mirz 2023

der Abinderungen der Ausfithrungsordnung
betreffend das Protokoll zum Madrider
Abkommen iiber die internationale
Registrierung von Marken

Aufgrund von Art. 3 Bst. ¢ und 10 des Kundmachungsgesetzes vom
17. April 1985, LGBL. 1985 Nr. 41, macht die Regierung in den Anhingen 1
bis 5 die Abinderungen der Ausfilhrungsordnung betreffend das Proto-
koll zum Madrider Abkommen tber die internationale Registrierung von
Marken vom 2. Oktober 2018, LGBI. 2020 Nr. 296, kund.

Fiirstliche Regierung:
gez. Dr. Daniel Risch
Fiirstlicher Regierungschef



Anhang 1

Anderung der Verwaltungsvorschriften

Angenommen am 1. Februar 2021
Inkrafttreten: 1. Februar 2021

Verzeichnis der Vorschriften

[.]
Zweiter Teil: Formblitter
[.]
Vorschrift 4 Veroffentlichung und Bereitstellung der Form-
blitter

Vorschrift 5 [Aufgehoben]
[.]

Zweiter Teil

Formblitter

[.]
Vorschrift 4

Veroffentlichung und Bereitstellung der Formblitter

Das Internationale Biiro verdffentlicht alle vorgeschriebenen und fa-
kultativen Formblitter gemiss den Vorschriften 2 und 3 und stellt sie auf
der Internetseite der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum bereit.



Vorschrift 5
[Aufgehoben]

Dritter Teil

Mitteilungen an das Internationale Biiro; Unterschrift

[.]

Vorschrift 7
Unterschrift

a) Die Unterschrift muss handschriftlich oder mit Schreibmaschine erfol-
gen oder muss aufgedruckt oder aufgestempelt sein. Bei den in Vor-
schrift 11.a)i) genannten elektronischen Mitteilungen kann die Unter-
schrift durch eine zwischen dem Internationalen Biiro und der betref-
fenden Behorde vereinbarte Kennzeichnungsart ersetzt werden. Bei
den in Vorschrift 11.a)ii) genannten elektronischen Mitteilungen kann
die Unterschrift durch eine vom Internationalen Biiro festzulegende
Kennzeichnungsart ersetzt werden.

b) Bei mehreren Hinterlegern, Inhabern, neuen Inhabern oder Lizenz-
nehmern gentigt eine Unterschrift, sofern die unterzeichnende Person
erklirt, dass sie nach geltendem Recht zur Unterschrift befugt ist.

[.]

Vierter Teil

Erfordernisse in Bezug auf Namen und Anschriften

Vorschrift 12

Namen und Anschriften

[...]

d) Eine Anschrift bzw. eine elektronische Anschrift ist jeweils so anzuge-
ben, dass sie den iiblichen Erfordernissen fiir eine schnelle postalische
bzw. elektronische Zustellung entspricht. Eine Anschrift hat zumindest



alle massgeblichen Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschliess-
lich der Hausnummer, zu enthalten; zusitzlich konnen eine Telefon-
nummer sowie eine abweichende Anschrift bzw. elektronische An-
schrift angegeben werden.

Vorschrift 13
Zustellungsanschrift

Bei mehreren Hinterlegern, neuen Inhabern oder Lizenznehmern mit
unterschiedlichen Anschriften konnen eine einzige Anschrift bzw. elekt-
ronische Anschrift fiir die Zustellung angegeben werden. Ist keine dieser
beiden Anschriften angegeben, so gilt die Anschrift bzw. elektronische
Anschrift der an erster Stelle genannten Person als Zustellungsanschrift.

[.]

Siebter Teil
Zahlung der Gebiihren

Vorschrift 19
Zahlungsweise

Die Zahlung der Gebiihren an das Internationale Biiro erfolgt:

i)  durch Abbuchung von einem beim Internationalen Biiro bestehen-
den Kontokorrent; oder

i)  durch Einzahlung auf das Schweizer Postkonto oder eines der ange-
gebenen Bankkonten des Internationalen Biiros; oder

iii) per Kreditkarte, sofern das Internationale Biro im Rahmen einer
elektronischen Mitteilung nach Vorschrift 11 eine elektronische
Schnittstelle fiir eine Online-Zahlung zur Verfigung gestellt hat.



[..

[..

Anhang 2

Anderung der Regeln 3, 5, 5bis, 22, 24 und 39
sowie des Gebiihrenverzeichnisses

Angenommen von der Versammlung des
Madrider Verbands am 7. Oktober 2021
Inkrafttreten: 1. November 2021

Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen
]
Regel 3
Vertretung vor dem Internationalen Biiro

]

2) [Bestellung des Vertreters]

Die Bestellung eines Vertreters kann in dem internationalen Gesuch
oder vom neuen Inhaber der internationalen Registrierung in einem
Antrag nach Regel 25 Abs. 1 Bst. a Ziff. i erfolgen und hat den nach
den Verwaltungsvorschriften angegebenen Namen und die Anschrift
sowie die E-Mail-Adresse des Vertreters anzugeben.

[.]

4) [Eintragung der Bestellung eines Vertreters und Mitteilung dartiber;

Datum des Wirksamwerdens der Bestellung]

a)

Stellt das Internationale Biiro fest, dass die Bestellung eines Vertreters
den geltenden Erfordernissen entspricht, so trigt es die Tatsache, dass
der Hinterleger oder Inhaber einen Vertreter hat, sowie Namen, An-
schrift und E-Mail-Adresse des Vertreters im internationalen Register
ein. In diesem Fall ist das Datum des Wirksamwerdens der Bestellung
das Datum, an dem das Internationale Biiro das internationale Gesuch,
den Antrag oder die gesonderte Mitteilung, in welcher der Vertreter
bestellt worden ist, erhalten hat.



[.]
[.]

6) [Loschung der Eintragung; Datum des Wirksamwerdens der Lo-
schung]

[.]

d) Das Internationale Biiro unterrichtet nach Eingang eines vom Vertre-
ter gestellten Antrags auf Loschung den Hinterleger oder den Inhaber
entsprechend.

[.]

Regel 5
Entschuldigung der Fristversiumnis

1) [Entschuldigung der Fristversiumnis aufgrund von hoherer Gewalt]
Versiumt ein Beteiligter eine in der Ausfithrungsordnung vorgesehene
Frist fir die Vornahme einer Handlung, die an das Internationale Biiro
gerichtet ist, so wird dies entschuldigt, wenn der Beteiligte dem Internati-
onalen Buro iiberzeugend nachweist, dass die Fristversiumnis durch einen
Krieg, eine Revolution, eine Storung der offentlichen Ordnung, einen
Streik, eine Naturkatastrophe oder Storungen im Post- und Zustelldienst
oder bei elektronisch iibersandten Mitteilungen aufgrund von Umstinden,
auf die der Beteiligte keinen Einfluss hat, oder aus einem anderen Grund
hoherer Gewalt verursacht wurde.

1)  [aufgehoben]
i)  [aufgehoben]
iit) [aufgehoben]
2) [aufgehoben]
1)  [aufgehoben]
i) [aufgehoben]

3) [aufgehoben]
4) [Einschrinkung der Entschuldigung]

Ein Fristversiumnis wird aufgrund dieser Regel nur entschuldigt, wenn
der Nachweis oder die Handlung nach Abs. 1 sobald als vernunftgemass
moglich und spitestens sechs Monate nach Ablauf der anwendbaren Frist
beim Internationalen Biiro eingeht beziehungsweise vorgenommen wird.

[.]



Regel 5bis
Weiterbehandlung

1) [Antrag]

a) Hat ein Hinterleger oder Inhaber eine der in den Regeln 11 Abs. 2 und
3, 12 Abs. 7, 20bis Abs. 2, 24 Abs. 5 Bst. b, 26 Abs. 2, 27bis Abs. 3
Bst. ¢, 34 Abs. 3 Bst. ¢ Ziff. iii und 39 Abs. 1 angegebenen oder genann-
ten Fristen nicht eingehalten, so behandelt das Internationale Biiro das
internationale Gesuch, die nachtrigliche Benennung, die betreffende
Zahlung oder den betreffenden Antrag dennoch weiter, wenn:

i)  ein dahin gehender vom Hinterleger oder Inhaber unterschriebe-
ner Antrag auf dem amtlichen Formblatt beim Internationalen
Biiro eingereicht wird; und

i1)  innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum, an dem die betref-
fende Frist abgelaufen ist, der Antrag eingeht, die im Gebiihren-
verzeichnis angegebene Gebiihr entrichtet wird und zusammen
mit dem Antrag alle Erfordernisse, fir welche die betreffende
Frist gilt, erfillt werden.

[.]
[.]

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale
Registrierungen beriithren

[.]

Regel 22

Erloschen der Wirkung des Basisgesuchs, der sich aus ihm ergebenden
Eintragung oder der Basiseintragung

1) [Mitteilung tiber das Erloschen der Wirkung des Basisgesuchs, der
sich aus ihm ergebenden Eintragung oder der Basiseintragung]

[...]

c) Sobald das unter Bst. b genannte Verfahren zu der in Art. 6 Abs. 3 Satz 2
des Protokolls genannten rechtskriftigen Entscheidung oder zu der
Riicknahme oder dem Verzicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 3 des Proto-



[.]

[.]

a)

[.]

kolls gefithrt hat, teilt die Ursprungsbehorde, wenn sie davon Kenntnis
hat, dies umgehend dem Internationalen Biiro mit und macht die unter
Bst. a Ziff. 1 bis iv genannten Angaben. Sofern das unter Bst. b genannte
Verfahren abgeschlossen worden ist, aber nicht zu einem rechtskrafti-
gen Urteil, einer rechtskriftigen Entscheidung, einer Riicknahme oder
einem Verzicht, wie oben genannt, gefihrt hat, teilt die Ursprungsbe-
horde, wenn sie davon Kenntnis hat oder auf Antrag des Inhabers, dies
umgehend dem Internationalen Biiro mit.

Kapitel 5

Nachtrigliche Benennungen; Anderungen

Regel 24

Benennung im Anschluss an die internationale Registrierung

3) [Inhalt]

Vorbehaltlich des Abs. 7) Bst. b) hat die nachtrigliche Benennung Fol-
gendes zu enthalten oder anzugeben:

[.]

i1) den Namen des Inhabers;

[.]



Kapitel 9

Verschiedenes

Regel 39

Fortdaner der Wirkungen internationaler Registrierungen in bestimmten
Nachfolgestaaten

1) Hat ein Staat ("Nachfolgestaat"), dessen Hoheitsgebiet vor der Un-
abhingigkeit des Staates Teil des Hoheitsgebiets einer Vertragspartei
("Vorgingervertragspartei") war, beim Generaldirektor eine Weitergel-
tungserklarung hinterlegt, welche die Anwendung des Protokolls durch
den Nachfolgestaat bewirkt, so wirkt sich eine internationale Registrie-
rung mit einer in der Vorgingervertragspartei vor dem in Abs. 2 festge-
setzten Datum wirksamen Ausdehnung des Schutzes im Nachfolgestaat
erst aus, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

[...]

il) Zahlung an das Internationale Biiro innerhalb derselben Frist der un-
ter der Nr. 10.1 des Gebiihrenverzeichnisses dem Internationalen
Biiro zustehenden Gebiihr und der unter der Nr. 10.2 dieses Gebiih-

renverzeichnisses angegebenen Gebiihr, die dieses an den Nachfolge-
staat Uberweist.

[..]
Gebiihrenverzeichnis
(am 1. November 2021 geltender Text)
Schweizer
Franken
[.]
10. Fortdauer der Wirkungen
10.1  Dem internationalen Biiro zustehende Gebtihr 23
10.2  Vom Internationalen Biiro an den Nachfolgestaat zu 41

tiiberweisende Gebiihr
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Anhang 3

Anderung der Regeln 21 und 40

Angenommen von der Versammlung des
Madrider Verbands am 7. Oktober 2021
Inkrafttreten: 1. November 2021

Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale
Registrierungen beriihren

[.]

Regel 21

Ersetzung einer nationalen oder regionalen Eintragung durch eine
internationale Registrierung

1) [Antrag und Mitteilung]

Ab dem Datum der Mitteilung tiber die internationale Registrierung be-
ziehungsweise tiber die nachtrigliche Benennung kann der Inhaber unmit-
telbar bei der Behorde einer benannten Vertragspartei einen Antrag stel-
len, dass diese Behorde die internationale Registrierung nach Art. 4bis
Abs. 2 des Protokolls in ihrem Register vermerkt. Hat die Behorde auf
Grund dieses Antrags in ihrem Register vermerkt, dass eine nationale oder
regionale Eintragung beziehungsweise Eintragungen durch die internati-
onale Registrierung ersetzt wurden, so benachrichtigt diese Behorde das
Internationale Biiro davon. Die Mitteilung hat Folgendes anzugeben:

1)  die Nummer der betreffenden internationalen Registrierung;

i)  betrifft die Ersetzung lediglich eine oder mehrere der in der interna-
tionalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleistungen,
diese Waren und Dienstleistungen, und

i) das Anmeldedatum und die Anmeldenummer, das Eintragungsda-
tum und die Eintragungsnummer sowie gegebenenfalls das Priori-
titsdatum der nationalen oder regionalen Eintragung oder Eintra-
gungen, die durch die internationale Registrierung ersetzt wurden.
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Die Mitteilung kann auch Angaben tiber andere, aufgrund dieser nationa-
len oder regionalen Eintragung oder Eintragungen erworbenen Rechte
enthalten.

2) [Eintragung]

a) Das Internationale Biiro trigt die nach Abs. 1 mitgeteilten Angaben im
internationalen Register ein und benachrichtigt davon den Inhaber.

b) Die nach Abs. 1 mitgeteilten Angaben werden mit dem Datum des Ta-
ges eingetragen, an dem eine den geltenden Erfordernissen entspre-
chende Mitteilung beim Internationalen Biiro eingeht.

3) [Weitere Einzelheiten betreffend die Ersetzung]

a) Der Schutz der Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrie-
rung ist, darf weder ganz noch teilweise aufgrund einer nationalen oder
regionalen Eintragung, die als durch diese internationale Registrierung
ersetzt gilt, verweigert werden.

b) Eine nationale oder regionale Eintragung muss neben der internatio-
nalen Registrierung, die diese ersetzt hat, bestehen konnen. Vom Inha-
ber darf nicht verlangt werden, dass er auf eine nationale oder regionale
Eintragung, die als durch eine internationale Registrierung ersetzt gilt,
verzichtet oder deren Loschung beantragt und ithm soll gestattet wer-
den, sofern er dies wiinscht, diese Eintragung nach dem anwendbaren
nationalen oder regionalen Recht zu erneuern.

c) Bevor die Behorde einer benannten Vertragspartei einen Vermerk in
threm Register vornimmt, prift sie den in Abs. 1 genannten Antrag,
um festzustellen, ob die in Art. 4bis Abs. 1 des Protokolls genannten
Voraussetzungen erfiillt worden sind.

d) Die die Ersetzung betreffenden, in der nationalen oder regionalen Ein-
tragung angegebenen Waren und Dienstleistungen sind durch die in
der internationalen Registrierung angegebenen Waren und Dienstleis-
tungen erfasst. Die Ersetzung kann lediglich einige der in der nationa-
len oder regionalen Eintragung angegebenen Waren und Dienstleis-
tungen betreffen.

e) Eine nationale oder regionale Eintragung gilt ab dem Datum als durch
eine internationale Registrierung ersetzt, an dem diese internationale
Registrierung in der betreffenden benannten Vertragspartei nach Art. 4
Abs. 1 Bst. a des Protokolls wirksam wird.

[.]
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Kapitel 9
Verschiedenes
[.]
Regel 40
Inkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
[.]

7) [Ubergangsbestimmung hinsichtlich der Teilersetzung]

Kein Amt ist verpflichtet, Regel 21 Abs. 3 Bst. d Satz 2 vor dem 1. Februar
2025 anzuwenden.
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Anhang 4

Anderung der Regeln 3, 5 und 30

Angenommen von der Versammlung des
Madrider Verbands am 21. Juli 2022
Inkrafttreten: 1. November 2022

[.]
Kapitel 1
Allgemeine Bestimmungen
[.]
Regel 3

Vertretung vor dem Internationalen Biiro

[.]
2) [Bestellung des Vertreters]

[.]

b) Die Bestellung eines Vertreters kann auch in einer getrennten Mittei-
lung erfolgen, sofern das dafiir vorgesehene amtliche Formblatt ver-
wendet wird, und sie kann sich auf eine oder mehrere bestimmte inter-
nationale Gesuche oder internationale Registrierungen desselben Hin-
terlegers oder Inhabers beziehen. Einzureichen ist dieses Formblatt
beim Internationalen Biiro:

1)  von dem Hinterleger, dem Inhaber oder dem bestellten Vertreter;
oder

il) von der Behorde der Vertragspartei des Inhabers.

Das Formblatt ist vom Hinterleger, vom Inhaber oder von der einreichen-
den Behorde zu unterschreiben.

[.]
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Regel 5

Entschuldigung der Fristversdumnis
[...]

5) [Internationales Gesuch und nachtrigliche Benennung]

Erhilt das Internationale Biiro ein internationales Gesuch oder eine nach-
tragliche Benennung nach Ablauf der in Art. 3 Abs. 4 des Protokolls und
in Regel 24 Abs. 6 Bst. b vorgesehenen Frist von zwei Monaten und gibt
die beteiligte Behorde an, dass der verspitete Eingang auf die in Abs. 1
genannten Umstinde zuriickzufiihren ist, so finden Abs. lund 4 Anwen-
dung.

[.]
Kapitel 6
Erneuerungen
[.]
Regel 30

Einzelheiten betreffend die Erneunerung
1) [Gebiihren]
[]

b) Gehen Zahlungen zum Zweck der Erneuerung beim Internationalen
Biiro mehr als sechs Monate vor dem Datum ein, an dem die Erneue-
rung der internationalen Registrierung fillig ist, so gelten sie als sechs
Monate vor dem Filligkeitsdatum der Erneuerung eingegangen.

[.]



15

Anhang 5

Anderung der Regeln 9, 15, 17 und 32 sowie des

[.]

[.]

[.]

Gebiihrenverzeichnisses

Angenommen von der Versammlung des
Madrider Verbands am 7. Oktober 2021
Inkrafttreten: 1. Februar 2023

Kapitel 2

Internationale Gesuche

Regel 9

Erfordernisse beziiglich des internationalen Gesuchs

4) [Inhalt des Internationalen Gesuchs]

a) Das internationale Gesuch muss Folgendes enthalten oder angeben:

[.]
v)

vii)

eine Abbildung der Marke, die gemiss den Verwaltungsvorschrif-
ten eingereicht wird, muss in Farbe sein, wenn die Farbe gemiss
Ziff. vi1) beansprucht wird;

[.]

falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Basisge-
such oder der Basiseintragung beansprucht wird, oder der Hin-
terleger Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke bean-
spruchen mochte und die im Basisgesuch oder der Basiseintra-
gung enthaltene Marke in Farbe ist, in Farbe geschiitzt ist, oder
der Schutz der Farbe beantragt wurde, die Angabe, dass Farbe be-
ansprucht wird, und die Angabe der beanspruchten Farbe oder
Farbenzusammenstellung in Worten;
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[..]
5) [Zusiatzlicher Inhalt des internationalen Gesuchs]

[..]

d) Das internationale Gesuch muss eine Erklirung der Ursprungsbe-
horde enthalten, die folgendes bestitigt:

[...]

v)  dass, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke im Ba-
sisgesuch oder der Basiseintragung beansprucht wird, oder, falls
fir die Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung der Schutz
der Farbe beantragt wurde oder die Marke in Farbe geschiitzt ist,
ein Farbanspruch in das internationale Gesuch aufgenommen
wird, oder, falls Farbe als unterscheidendes Merkmal der Marke
im internationalen Gesuch beansprucht wird, ohne im Basisge-
such oder der Basiseintragung beansprucht worden zu sein, die
Marke im Basisgesuch oder der Basiseintragung tatsichlich in der
beanspruchten Farbe oder Farbkombination ist, und

[..]
[.]
[.]

Kapitel 3

Internationale Registrierungen

[.]

Regel 15
Datum der internationalen Registrierung

1) [Mingel, die das Datum der internationalen Registrierung bertihren]

a) Enthilt das beim Internationalen Biiro eingegangene internationale
Gesuch nicht simtliche der folgenden Bestandteile:

[...]
iii) eine Abbildung der Marke;
[...]

[.]
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Kapitel 4

Sachverhalte bei den Vertragsparteien, die internationale
Registrierungen beriithren

[.]

Regel 17

Vorliufige Schutzverweigerung

[.]
2) [Inhalt der Mitteilung]

Eine Mitteilung iiber die vorliufige Schutzverweigerung hat folgendes zu
enthalten oder anzugeben:

[.]

v) beziehen sich die Grinde, auf die sich die vorlaufige Schutzverweige-
rung stiitzt, auf eine Marke, die Gegenstand einer Anmeldung oder einer
Eintragung gewesen ist und mit der die Marke, die Gegenstand der in-
ternationalen Registrierung ist, offenbar kollidiert, das Anmeldedatum
und die Anmeldenummer, gegebenenfalls das Priorititsdatum, das Da-
tum und die Nummer der Eintragung, den Namen und die Anschrift
des Inhabers sowie eine Abbildung der fritheren Marke, oder Angaben
dazu wie man darauf zugreifen kann, zusammen mit einem Verzeich-
nis simtlicher oder der betroffenen Waren und Dienstleistungen in der
Anmeldung oder der Eintragung der fritheren Marke, wobei dieses
Verzeichnis in der Sprache dieser Anmeldung oder dieser Eintragung
abgefasst sein kann;

[.]
[.]
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Kapitel 7

Blatt und Datenbank

Regel 32
Blatt

1) [Information iiber internationale Registrierungen]

[.]

b) Die Abbildung der Marke wird in der im internationalen Gesuch ein-
gereichten Form verdffentlicht. Hat der Hinterleger die in Regel 9
Abs. 4 Bst. a Ziff. vi genannte Erklirung abgegeben, so wird in der
Veroffentlichung darauf hingewiesen.

c) [gestrichen]

[.]

Gebiihrenverzeichnis

(am 1. Februar 2023 geltender Text)

Schweizer
Franken

[gestrichen]

2. Internationales Gesuch

Folgende Gebiihren sind zu zahlen; sie umfassen einen Zeit-
raum von 10 Jahren:

2.1 Grundgebiihr (Art. 8 Abs. 2 Ziff. i des Protokolls)!

1 Fiir internationale Gesuche, die von Hinterlegern eingereicht werden, deren Ursprungsland
zu denen am wenigsten entwickelten Landern gemiss Liste der Vereinten Nationen gehort,
ist nur 10 Prozent der vorgeschriebenen Grundgebiihr zu zahlen (gerundet auf die nichste
ganze Zahl). Somit betrigt die Grundgebiihr 65 Schweizer Franken, wenn keine der Abbil-
dungen der Marke in Farbe ist, bzw. auf 90 Schweizer Franken, wenn eine der Abbildungen
der Marke in Farbe ist.
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2.1.1 wenn keine der Abbildungen der Marke in Farbe ist 653
2.1.2  wenn eine der Abbildungen der Marke in Farbe ist 903

[.]
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